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Sachverhalt und Antrage

1756.D

Die vorliegende Beschwerde betrifft die am 17.04.2001
zur Post gegebene Entscheidung der Priufungsabteilung,
die europaische Patentanmeldung Nr. 95 120 194.6
zuruckzuweisen. Der Entscheidung lagen die am 03.04.2001
vorgelegten Anspriche gemdl Hauptantrag und
Hilfsantragen 1 bis 3 zu Grunde.

Die Prufungsabteilung begrindete die Zuruckweisung der
Anmeldung damit, dass die im Anspruch 1 gemaf3
Hauptantrag angegebenen Mischoxide gegenuber den
Produkten gemal den Dokumenten D2 (DE-A-1 916 360) und
D4 (FR-A-2 196 376) nicht neu seien. Die Anspriche des
Hilfsantrags 1 beruhten auf einer unzuldssigen
Verallgemeinerung eines Ausfihrungsbeispiels und seien
deshalb im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU

zurickzuweisen.

Die gemall Hilfsantrag 2 beanspruchten Gegenstande seien
neu gegenidber dem Stand der Technik, insbesondere
gegenidber D2 und D4. In der Anmeldung seien aber
keinerlei Informationen zu finden, die irgendwelche
Vorzige bei Verwendung der im Anspruch 1 genannten
Oberflachenmodifizierungsmittel gegenuber der Verwendung
der bekannten Oberflachenmodifizierungsmittel nach D1
(GB-A-1 031 764), D2, D4 oder D6 (DD-A-33 175)
aufzeigten. Der Anmelder habe in der mindlichen
Verhandlung auch keine technische Aufgabe genannt. Der
Einsatz von alternativen Oberflachenmodifizierungs-
mitteln bewege sich im Rahmen der routinemaligen
Entwicklung und beruhe daher nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Der Hilfsantrag 3 sei
ebenfalls wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
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zuriuckzuweisen, weil das beanspruchte Verfahren durch D1
nahegelegt werde und auch mit keinem besonderen Effekt

verbunden sei.

Gegen die Entscheidung der Priufungsabteilung erhob der
Beschwerdefiuhrer (Anmelder) mit Schreiben vom 10.05.2001
Beschwerde. Die Beschwerdebegrindung ging beim EPA am
21.08.2001 ein.

Der Beschwerdefihrer argumentierte in der

Beschwerdebegrindung u. a. wie folgt:

Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag sei im Hinblick auf die
im Verlauf des Priufungsverfahrens eingeflgten
Verfahrensmerkmale eindeutig gegenuber dem Stand der
Technik abgegrenzt. Das Dokument D1 sehe vor, das
pyrogen hergestellte Mischoxid vor der Behandlung mit
dem Oberflachenmodifizierungsmittel vollstandig vom
absorbierten Wasser zu befreien. Erfindungsgemall werde
hingegen nicht getrocknet. Auf Grund dieses wesentlichen
Verfahrensunterschieds ergaben sich unterschiedliche
Produkte.

Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 basiere auf den
ursprunglichen Unterlagen. Da im Anspruch 1 lediglich
Streichungen vorgenommen worden seien, habe keine
Verallgemeinerung des Beispiels auf Seite 9 der
ursprunglichen Unterlagen stattgefunden, sondern eine
allgemein ubliche Einschrankung des Anspruchs 1.

Die erfindungsgemadll hergestellten Mischoxide gemal
Hilfsantrag 2 wiesen gegenitber dem Stand der Technik
Vorteile auf. So seir In den ursprunglichen Unterlagen

gezeigt worden, dass das erfindungsgemall hergestellte
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Eisentitan-Mischoxid eine deutlich starkere Absorption
aufweise, Insbesondere Im UV-A-Bereich. Dieser Vorteil
werde bei der Anwendung In Sonnenschutzmitteln genutzt.
Er werde durch die Dokumente D1, D2, D4 und D6 nicht
nahegelegt.

Die Kammer legte in einer Mitteilung thre vorlaufige
Auffassung dar. Sie auRerte Zweifel an der Zulassigkeit
des Anspruchs 1 gemall Haupt- und Hilfsantrag 1 unter dem
Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPU. Die Neuheit der
Gegenstande der Anspriche 1 und 4 gemall Hauptantrag
beurteilte sie im Hinblick auf die Lehre von D4 als
zweifelhaft. Des weiteren erhob sie Einwande wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit gegen mehrere
Anspriche, iInsbesondere die Anspruche 1 und 4 gemafd

Hilfsantrag 2 und den Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 3.

In einer Stellungnahme vom 08.05.2006 widersprach der
Beschwerdefiuhrer der Auffassung der Kammer und verwies
dabeir u. a. auf die Entscheidung G 1/03 (ABI. EPA 2004,
213). Er beantragte hilfsweise die Vorlage einer Frage
beziglich der ruckwirkenden Anwendung der Entscheidung
G 01/03 an die Grolie Beschwerdekammer. Der
Beschwerdefihrer machte unter anderem geltend, dass das
erfindungsgemdfle Produkt T 817', d.h. ein pyrogen
hergestelltes Fe-Ti-Mischoxid, welches mit dem Silan
"Si1 108" (= Trimethoxyoctylsilan) hydrophobiert wurde,
gegenuber dem Produkt T 805" (= pyrogen hergestelltes
Ti102, hydrophobiert mit dem Silan "Si 108") eine deutlich
verbesserte UV-Absorption aufweise. In diesem
Zusammenhang verwies er gutachtlich auf folgende
Veroffentlichung:
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D9: K. Deller et al., "Highly dispersed
titaniumdioxide for use In sunscreens',
Euro Cosmetics, October 1997, p. 56 - 63.

Aus diesem Dokument gehe hervor, dass das
erfindungsgemdflfe Produkt T 817" gegenuber den zu
Vergleichszwecken herangezogenen Stoffen "P 25S
(pyrogen hergestelltes Ti0;), "PF 2" (Fe-Ti-Mischoxid)
und T 805" die beste Absorption zeige. Der
Beschwerdefuhrer reichte auch ein DIN-
Sicherheitsdatenblatt Uber das Produkt '""Degussa Silan
Si 108" und ein Sicherheitsdatenblatt (93/112/EG)
betreffend das Produkt VP T 817" ein.

Am 23.05.2006 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Die Anspriche gemall dem Hauptantrag und
den Hilfsantrdgen 1 - 3 wurden eingehend eroértert. Der
Beschwerdefiuhrer zog den Antrag auf Vorlage einer Frage
an die Grol3e Beschwerdekammer zurick. Wahrend der
Verhandlung anderte er die Anspriche gemall Hilfsantrag 2
mehrmals ab. Im weiteren Verlauf der Verhandlung zog der
Beschwerdefihrer den Hauptantrag und die Hilfsantrage 1
und 3 zurick. Der Hilfsantrag 2 in der wahrend der
mundlichen Verhandlung vorgelegten letzten Fassung wurde

daraufhin zum neuen Hauptantrag.

In der mundlichen Verhandlung hat sich der
Beschwerdefihrer beziglich der Offenbarung der D4 auf
die entsprechende Offenlegungsschrift DE-A-2 240 014
(nachfolgend als D4a bezeichnet) gestitzt.

Der Anspruch 1 gemall dem geltenden Hauptantrag hat
folgenden Wortlaut:
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1. ':iberfli:hgr.muiifizié:-’:E pyrogen hezgestellbe
Kischoxida, di=s zwel oder mehr Komponanten aus der
Reihe 5i0;, Al,0s, TiDy, ErCs, Fegla, WbyOg, VzOx, WOs,
$n0z, GeO, snthalten R
und die won anhaftendem Chlorwasserstoff in feuchter
Luft befreit wurden 1md mit siner ade® meshreren
verhin:iung;ah aus den folgenden Gruppen
oberflichemmodifiziert wurden:

(2] Crgancsilane des Tvpes . [RO)333 (C Hap4s! E = Alkyl
n =1 -20
{p} Organosilane des Types R',{RO| Si{C,H, ) R = Alkyl
’ R' = Rlkyl
n =1=2:0
wiy = 3
x =1,2
¥ = 1,2
{f] Orgenosilane des Types (RO) .51 (CH.)_-m"
B o= Rlkyl Lo 5118 R
m =_ D;l - ED
R' = Mathyi-, Aryl [z.B. —CgHg, sukstituierte
FPheneylreste)

-'::_t.?sr U:FE‘[E‘]F_EFjr _CEFI:.“ —O0=CFs—CHF
_RE[.EI =M1, —3CH, _CH=‘:H1.- ¢ :
-00C (CH31C = CH;
-'::":EE_':H. [':|:| ':HE
—h'E-CD—H—CE-—[:Hijﬁ :
~NH-COO-CH3, -NH-CO0-CH.~CHa, =NE- 15841

s . =NE-| 24 {CR) 4
-5y~ [CHy) 251 (OR) 4 : Sl

{g} Orgeancsilape -d ) )
RY = Al e odBS_ (BT (RO] oS4 (CHy) n

X+y = 3
¥ o= 1,2
¥ o=1,2
m = 0,1 bis 20
R' = Methyl-, RAryl (z.B. -
¢ LB. = .
Phenylresta) s Eu‘bst}me" -
=CeFa, =OCE;=CHF-CF, -

T I CaF =0=CF,=
~HHp, -Ny, -SCH, ~CE=CH,, s 2~CEFg
—ROC(CHy)C = CH,
~0CH;-CE (0} CH,
=HE—C0=-N=C0— =

= M H == —are _ .
s COO-CHamCH,, -NE- .
~Sy- [CHy) 391 (0R) 4 st (CHz) 251 (o) 5
R = Methyl-, Tthyl-
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zEl=N=315;R"
{
E
R = alkyl
R' = alkyl, Vinyl
m) Polysileoexene bzw. Silikondle des Types
= s |
r B -! |—?‘." -| | m = l:'.--—rg,lgrr--“:
i B -
| | no= 3,1,2,3,..:0
r-0-| | si-0 - |si-a| |-T = 0,1,2,3,.:.@
: |
X R Y=CHs, H, CpHapy:  0=1-20
m oo ¥=51 (CH3) 5, Eil(CH3) H
51 (CHy) ;0H, 84(CHg),|0CH,)
51 (CHz) g [CoHanag] n=1-20
R = Alkyl, Aryl, ([CHgl, - KHz, H
R' = Rlkyl, Rryl, (CHo), - WH;, H
E"II - '?'__f;'yj_" Fﬂyl [:\Ha]n - E:.Er H "
B'''= Rlkyl, -Aryl, ([CHalp, — WHa, H

Die Anspriche 2 bis 3 gemall Hauptantrag beziehen sich
auf ein Verfahren zur Herstellung der
oberflachenmodifizierten Mischoxide nach Anspruch 1,
sowie auf die Verwendung der oberflachenmodifizierten
Mischoxide nach Anspruch 1 als Verstarkerfullstoff in
Silikonkautschuk und Gummi, Ladungsstabilisator und
Rieselhilfsmittel in Tonerpulver, Rieselhilfsmittel
(free-flow-agent), Antiblockingmittel, zum Beispiel

Folien, UV-Blocker, zum Beispiel

in
in Kosmetika,
Verdickungsmittel zum Beispiel iIn Lacken.

Der Beschwerdefuhrer beantragte, die Entscheidung Uber
die Zuruckweisung der Anmeldung aufzuheben und ein
Patent auf der Grundlage des in der mundlichen
Verhandlung vom 23.05.2006 vorgelegten Hauptantrags zu
erteilen.
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1756.D

Zulassigkeit der Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der Anspruch 1 ist gegenuber dem ursprunglich
eingereichten Anspruch 1 durch das Einflgen des
Verfahrensmerkmals ""und die von anhaftendem
Chlorwasserstoff in feuchter Luft befreit wurden"
abgeédndert worden. AufRerdem sind von den urspringlich
vorgesehenen 13 Gruppen von oberflachenmodifizierenden
Verbindungen (a) bis (m) insgesamt 7 Gruppen, namlich
die Gruppen (c¢) bis (e), (h) bis (J) und (1) gestrichen
worden, so dass die 6 Gruppen (a), (b), (F), (@), (k)

und (1) verblieben sind.

Das Merkmal der Befreiung der Mischoxide von anhaftendem
Chlorwasserstoff in feuchter Luft ist in der
ursprunglichen Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 30-32
und Seite 5, Zeilen 19-21, sowie in den urspringlichen

Anspriuchen 2 und 3 offenbart.

Der gednderte Anspruch 1 enthalt, ebenso wie der
ursprungliche Anspruch 1, zweil Listen von Substanzen,
namlich einerseits die Aufzahlung der Metall- bzw.
Metalloidoxide, die als Komponenten der Mischoxide
vorgesehen sind, und andererseits die Liste der Gruppen
von oberflachenmodifizierenden Verbindungen. Gegeniber
dem urspriunglichen Anspruch 1 ist iIn der jetzt geltenden
Anspruchsfassung die erste Liste unverandert, wahrend
sieben Gruppen aus der zweiten Liste gestrichen sind.
Dadurch vermindert sich die Anzahl der im Anspruch 1
verbliebenen Gruppen auf sechs, ohne dass jedoch eine
Individualisierung oder Festlegung einzelner

Kombinationen der verbleibenden Elemente aus den beiden
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Listen erfolgt. Es finden sich somit im Anspruch 1
weiterhin zweir Listen von Elementen, die beliebig
miteinander kombiniert werden kdnnen. Deshalb kann die
im vorliegenden Fall vorgenommene KiUrzung der einen
Liste nicht zu ursprunglich nicht offenbarten
Kombinationen von Oxiden und oberflachenmodifizierenden
Verbindungen fuhren, sondern lediglich zu einer
Einschrankung der bereits urspringlich offenbarten
Moglichkeiten. Im Ubrigen berihren die Streichungen in
der zweiten Liste die in der ursprunglichen Beschreibung

enthaltenen Beispiele nicht.

Aus diesen Grunden bestehen keine Zweifel daran, dass
der geltende Anspruch 1 die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfullt.

Im geltenden Verfahrensanspruch 2 wurde gegenuber dem
ursprunglichen Anspruch 2 das Wort '*gegebenenfalls
gestrichen und dadurch das nachfolgende Merkmal der
Befreiung des Mischoxids von Chlorwasserstoff in
feuchter Luft zu einem obligatorischen Verfahrensmerkmal
gemacht. Diese Anderung ist in der urspringlichen
Beschreibung offenbart (vgl. Seite 6, Zeilen 14-16).

Der geltende Anspruch 3 entspricht dem urspringlich

eingereichten Anspruch 4.

Neuheit

Die Entgegenhaltung D1 betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von hydrophobierten Metall- und/oder
Si-Oxiden, wobeir frisch hergestellte feinteilige Oxide,
Oxidgemische oder Mischoxide oberflachenmodifiziert

werden. Die Oxide werden u. a. von anhaftendem
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Halogenwasserstoff befreit (vgl. Seite 2, Zeilen 39-41)
und mit einer oder mehreren Verbindungen "(A)" (vgl. D1,
Seite 3, Zeilen 41-80) oberflachenmodifiziert. Als
geeignete Verbindungen "(A)" werden unter anderen Ethyl-
triethoxysilan, Vinyl-triethoxysilan, Phenyl-
triethoxysilan, Amyl-triethoxysilan und Dimethyl-
diethoxysilan genannt.

Die anmeldungsgemdflen oberflachenmodifizierten
Mischoxide unterscheiden sich gegenuber den in D1
beschriebenen Produkten dadurch, dass die in Betracht
kommenden Metall- bzw. Metalloidkomponenten ausdricklich
genannt werden, wahrend in D1 die Mischoxide beziglich

der Komponenten nicht naher charakterisiert werden.

Auch i1n der Entgegenhaltung D2 werden pyrogen
hergestellte hochdisperse Oxide, Oxidgemische und
Mischoxide von Metallen und/oder Metalloiden beschrieben,
die mit Hydrophobierungsmitteln, beispielsweise mit
Polyorganosiloxanen wie Hexamethyldisiloxan,
Octamethyltrisiloxan oder Decamethyltetrasiloxan,
oberflachenmodifiziert wurden (vgl. Seite 1, 1. Absatz;
Seite 9, zweitletzte Zeile bis Seite 10, Zeile 4). An
keiner Stelle des Dokuments D2 wird jedoch naher
ausgefuhrt, aus welchen Metall- bzw.

Metal loidkomponenten die Mischoxide bestehen.

Auch die Entgegenhaltung D3 (DE-A-3 707 226) beschreibt
hochdisperse oberflachenmodifizierte Metalloxide, die
auf pyrogenem Weg oder auf nasschemische Weise gewonnen
wurden (vgl. Seite 2, Zeilen 48-51). Als Metalloxide
konnen u. a. Cooxide von mindestens zwei Metallen aus
der Gruppe Silicium, Aluminium und Titan verwendet

werden (vgl. Seite 2, Zeilen 51-54). Mischoxide werden
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in D3 hingegen nirgends erwahnt. Als Oberflachen-
modifizierungsreagentien kommen bestimmte
Organopolysiloxane in Betracht, die u. a.
Siloxaneinheiten mit uUber Kohlenstoff an Silicium
gebundene Reste mit positiv geladenem Stickstoff
enthalten (vgl. Seite 2, Zeilen 38-43).

Die Dokumente D4 bzw. D4a beschreiben ein Verfahren zur
Hydrophobierung von hochdispersen Oxiden in Form von
"einheitlichen Oxiden™, Oxidgemischen und Mischoxiden
von Metallen und/oder des Siliciums durch Behandlung der
Oxidteilchen mit bestimmten Organosiliciumverbindungen
(vgl. D4, Seite 1, Zeilen 1-5; Anspruch 1; D4a, Seite 1,
1. Absatz; Anspruch 1). Die Oxide konnen dabei auf
pyrogene Weise hergestellt werden (vgl. D4, Seite 4
Zeile 33 bis Seite 5, Zeile 6 und Figur 1; D4a, Seite 5,
4. und 5. Absatz und Figur 1). Als Oberflachen-
modifizierungsmittel sind Di-alkyl-dichlorsilane
vorgesehen (vgl. D4, Seite 5, Zeilen 21-28; Seite 7,
Zeilen 11-16; D4a, Seite 7, 2. Absatz; Seite 9,

2. Absatz). Das Beispiel 3 offenbart ein Mischoxid aus
99 % Si0, und 1 % Al,03, dessen Oberflache mit Dimethyl-
dichlorsilan oberflachenmodifiziert wurde (vgl. D4,
Seite 12, Zeilen 32-36; D4a, Seite 16, 2. Absatz).
Mischoxide aus anderen Metallen bzw. Metalloiden werden
in D4 bzw. D4a nicht genannt, ebenso wenig wie
Oberflachenmodifizierungsmittel, die keine
Chlorsubstituenten enthalten.

Im Dokument D6 wird die Herstellung von feinteiligen
Metalloxiden, z.B. von Sn, Fe, Ti, Al oder Pb, sowie von
feinteiliger Kieselsdure beschrieben, wober die
Oxidteilchen durch Zusatz von Silikon6l In einer

organischen Phase hydrophobiert werden (vgl. Spalte 2,
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Zeilen 6-18; Spalte 3, Zeilen 18-23; Anspriche 1 und 2).
Die Herstellung von Mischoxiden wird in D6 nirgends

erwahnt.

2.7 In keiner der Entgegenhaltungen D1, D2, D3, D4 (bzw. D4a)
und D6 werden oberflachenmodifizierte pyrogen
hergestellte Mischoxide beschrieben, wie sie iIm
geltenden Anspruch 1 angegeben sind. Die Kammer hat sich
auch von der Neuheit der beanspruchten Mischoxide
gegenudber den uUbrigen Entgegenhaltungen lUberzeugt. Die

beanspruchten Mischoxide sind deshalb neu.

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 Im 1threm Bescheid hat die Kammer bezuglich des
Produktanspruchs das Dokument D4 als nachstliegenden
Stand der Technik angesehen. Jedoch hat der
Beschwerdefiuhrer in der mindlichen Verhandlung erstmals
die Ausfihrbarkeit der technischen Lehre von D4 (bzw.
D4a) in Abrede gestellt. Er hat insbesondere vorgetragen,
das 1in D4 (bzw. D4a) beschriebene Hydrophobierungs-
verfahren sei undurchfihrbar. D4a sehe namlich vor, das
Oberflachenmodifizierungsmittel Dimethyl-dichlorsilan
mit Wasser in einem auf 200 bis 400 °C beheizten
Mischgefall zu vermischen, bevor es dem Rohrenofen
zugeleitet werde (vgl. D4a, Seite 13, Zeilen 1-14 des
3. Absatzes i1n Verbindung mit Figur 2). Unter diesen
Bedingungen erfolge zwangslaufig eine Hydrolyse des
Dimethyl-dichlorsilans. Aus diesem Grund gelange
effektiv kein Dimethyl-dichlorsilan in den Rohrenofen,
sondern ein unbekanntes Reaktionsgemisch.

3.2 Die Kammer ist von diesem verspatet vorgebrachten

Argument nicht Uberzeugt. Einerseits hat der

1756.D
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Beschwerdefihrer keinerlei experimentelle Beweise
vorgebracht, dass unter den in D4 (bzw. D4a)
beschriebenen Bedingungen in einer derartigen
Vorrichtung (vgl. Figur 2 von D4 bzw. D4a) tatséchlich
kein Dimethyl-dichlorsilan in den Rohrenofen gelangt.

Das Argument der Undurchfuhrbarkeit ist deshalb bis auf
weilteres als unbewiesene Behauptung anzusehen.
Andererseits stehen die Ausfihrungen des
Beschwerdefihrers im Widerspruch zum Text von D4 (bzw.
D4a), in dem ausdrucklich dargelegt wird, dass der
R6éhrenofen (1) mit einem Gemisch aus dem Tragergas CO,
und den Gasen H,0 und Dimethyl-dichlorsilan versorgt wird
(vgl. D4, Seite 10, Zeile 40 bis Seite 11, Zeile 19; D4a,
Seite 13, 3. Absatz, Seite 15, 1. Absatz). In D4 (bzw.
D4a) wird im Ubrigen darauf hingewiesen, dass bei
Verwendung von CO, als Tragergas bei dem beschriebenen
Verfahren die unerwinschte Erscheinung von polymeren
Abscheidungen an den Anlageteilen vollig ausbleibt (vgl.
D4, Seite 8, Zeilen 35-40; D4a, Seite 11, 2. Absatz).
Aber selbst wenn es Im Mischgefall (3) zu einer
partiellen Hydrolyse kame, konnte daraus nicht
geschlossen werden, dass die zum Einlass des Rohrenofens
gelangende Mischung kein Dimethyl-dichlorsilan und
keinen Wasserdampf mehr enthalt. Gemal D4 (bzw. D4a)
dient das auf 200 bis 400 °C geheizte Mischgefal (3)
gleichzeitig als Verdampfer fiur eindosiertes fTlussiges
Wasser und Dimethyl-dichlorsilan (vgl. D4, Seite 10,
Zeilen 32-36; D4a, Seite 13, Zeilen 1-5 des 3. Absatzes).
Das vorgeheizte Gasgemisch, bestehend aus CO, und den in
stochiometrischem Verhaltnis vorliegenden Gasen H,0 und
Dimethyl-dichlorsilan, gelangt zum Einlass (33) (vgl. D4,
Seite 10, Zeile 40 bis Seite 11, Zeile 3; D4a, Seite 13,
Zeilen 8-11 des 3. Absatzes). Aus D4 (bzw. D4a) kann

keinesfalls entnommen werden, dass das Dimethyl-
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dichlorsilan und das Wasser schon vor dem Einlass
vollstandig miteinander reagieren, oder dass im
Rohrenofen (1) keine Hydrophobierung erfolgt. Der
Fachmann entnimmt daher aus D4 (bzw. D4a), dass die Im
Mischgefall (3) herrschenden Bedingungen so ausgestaltet
sind, dass keine erhebliche bzw. keine vollstandige
Unsetzung des Dimethyl-dichlorsilans mit Wasser erfolgt.
Uberhaupt ist nicht bewiesen, dass Dimethyl-dichlorsilan
und Wasser in Gegenwart des Tragergases CO, miteinander
reagieren. Das Argument des Beschwerdefihrers, dass
gemall Beispiel 1 des Patents US-A-4 609 751 schon bei
Zimmertemperatur durch Hydrolyse von Dimethyl-
dichlorsilan Octamethyltetracyclosiloxan und zyklische
Polysiloxane gebildet wirden, beweist nicht, dass unter
den Verfahrensbedingungen von D4 (bzw. D4a) im
Mischgefall (3) eine vollstandige Hydrolyse eintritt. Die
Kammer ist deshalb nicht Uberzeugt, dass das Verfahren
nach D4 (bzw. D4a) nicht durchfihrbar ist.

Die Kammer betrachtet daher weiterhin das Dokument D4
(bzw. D4a) als nachstliegenden Stand der Technik. Es
handelt sich um die einzige Entgegenhaltung, die ein
oberflachenmodifiziertes Mischoxid beschreibt, dessen
beide Oxidkomponenten SiO, und Al»,0; dem vorliegenden
Anspruch 1 entsprechen.

Der Beschwerdefuhrer hat in der mundlichen Verhandlung
dargelegt, gegenuber D4 (bzw. D4a) bestehe die zu
l6sende Aufgabe darin, oberflachenmodifizierte
Mischoxide bereitzustellen, die als UV-Blocker iIn
Sonnenschutzmitteln verwendet werden konnen. Dazu mussen
die oberflachenmodifizierten Mischoxide insbesondere

eine geringe Transmission im ultravioletten
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Wellenlangenbereich und eine gute Dispergierbarkeit im
Sonnenschutzmittel aufweisen.

Es kann jedoch weder aus der Anmeldung selbst, noch aus
dem gutachtlich herangezogenen Dokument D9 entnommen
werden, dass diese Aufgabe durch alle im Anspruch 1
angegebenen oberflachenmodifizierten Mischoxide
tatsachlich geldst worden ist. Im Hinblick auf diesen
Sachverhalt ist es deshalb erforderlich, die technische
Aufgabe umzuformulieren. Gegenuber D4 (bzw. D4a) kann
die zu lo6sende Aufgabe darin gesehen werden,
oberflachenmodifizierte Mischoxide bereitzustellen, die
als Lichtschutzfilter in Sonnenschutzmitteln geeignet

sind.

3.4 Zur Losung dieser Aufgabe werden die oberflachen-
modifizierten Mischoxide gemdfll Anspruch 1 vorgeschlagen.
Diese enthalten zwei oder mehr Oxidkomponenten aus der
angegebenen Reihe von insgesamt 10 Oxiden, wobeil die
Mischoxide mit einer oder mehreren Verbindungen aus den
6 im Anspruch 1 angegebenen Gruppen von Verbindungen (a),
(b)), (P, @), (K und (m) oberflachenmodifiziert wurden.

3.5 Beispiel 13 der Anmeldung betrifft ein pyrogen
hergestelltes Mischoxid aus 98 Gew.-% TiO, und 2 Gew.-%
Fe,03, welches mit Trimethoxy-octylsilan
oberflachenmodifiziert wurde (VT 817" bzw. "T 817').
Wie der Figur 1 entnommen werden kann, weist dieses
Mischoxid T 817" im ultravioletten Wellenlangenbereich,
insbesondere auch im Bereich UV-A, d.h. von ca. 315 -
400 nm, die erforderliche niedrige Transmission auf. Des
weilteren geht aus dem gutachtlich herangezogenen
Dokument D9 hervor, dass sich "T 817" auch im Hinblick

auf die Dispergierbarkeit als Komponente iIn

1756.D
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Sonnenschutzmitteln eignet (vgl. D9, Seite 59, vierte
Spalte rechts, letzter Abschnitt). Nach den Ausfuhrungen
des Beschwerdefuhrers sind Ti02, ZrO,, NbOs, V.05, WOs,
SnO, und GeO, schon In Form von homogenen Oxiden
UV-Absorber, auch wenn im Einzelfall nicht von einer
UV-Blockerwirkung im strengen Wortsinn gesprochen werden
kann. Die Kammer sieht keinerlei Grinde, weshalb sie
diese Aussage nicht Ubernehmen sollte. Der Kammer ist
ferner aus dem Dokument WO-A-9628131, das gutachtlich
herangezogen wird, bekannt, dass auch die Oxide des
Siliciums, Aluminiums und Eisens in der Kosmetik zum
Schutz der Haut vor UV-Strahlen verwendet werden (vgl.
Seite 4, Zeilen 5-8; Seite 30, Zeilen 25-29). Bezuglich
der Wahl des Oberflachenmodifizierungsmittels hat der
Beschwerdefihrer dargelegt, dass die im Anspruch 1
genannten Gruppen von Verbindungen (a), (b), (), (9),
(k) und (m) Produkte ergeben, die einen hdheren
Kohlenstoffgehalt aufweisen als es bei Verwendung von
gebrauchlichen Halogenorganosilanen wie z.B. Dimethyl-
dichlorsilan der Fall ist. Durch die Auswahl des
Oberflachenmodifizierungsmittels werde eine sehr gute
Dispergierbarkeit der Mischoxide in den
Sonnenschutzmitteln bewirkt.

Aus den oben angegebenen Grinden, insbesondere im
Hinblick auf die Erlauterungen des Beschwerdefihrers,
halt es die Kammer fur glaubhaft, dass die im Anspruch 1
angegebenen oberflachenmodifizierten Mischoxide die
gestellte Aufgabe tatsachlich ldsen.

Wie oben bereits ausgefuhrt wurde, besteht die
beanspruchte Losung darin, dass eine Auswahl von 10
spezifisch genannten Metall- bzw. Metalloidoxiden als

Komponenten der Mischoxide getroffen wurde, und dass die
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Im Anspruch 1 genannten Gruppen von Oberflachen-

modifizierungsmitteln ausgewdhlt wurden.

Die vorgeschlagene LOsung beruht nach Auffassung der
Kammer auf einer erfinderischen Tatigkeit. Weder D4
(bzw. D4a) noch D1 befassen sich mit der Aufgabe,
oberflachenmodifizierte Mischoxide bereitzustellen, die
als Lichtschutzfilter in Sonnenschutzmitteln geeignet
sind. Entsprechend finden sich in diesen
Entgegenhaltungen keinerlei Hinweise darauf, welche
Mischoxidkomponenten fir diesen Zweck in Betracht kommen.
Was die Wahl der oberflachenmodifizierenden Verbindungen
anbetrifft, verweist D4 (bzw. D4a) auf
Organodihalogensilane der Formel RR"-SiX,;, mit X = Cl und
R, R* = Alkyl bzw. Aryl (vgl. D4, Seite 7, Zeilen 11-16;
D4a, Seite 9, 2. Absatz), insbesondere auf Dialkyl-
dichlorsilane. Wie der Beschwerdefihrer glaubhaft
erklart hat, sind aber gerade diese chlorhaltigen
Verbindungen fur den hier mafRgebenden Zweck weniger
geeignet als die im Anspruch 1 genannten Verbindungen
der Gruppen (a), (b), (P, (@), (k) und (m). In der
Entgegenhaltung D1 werden ihrerseits zwar einige
Verbindungen erwdhnt, die unter die anmeldungsgemalle
Definition fallen, namlich Ethyl-triethoxysilan, Vinyl-
triethoxysilan, Phenyl-triethoxysilan, Amyl-
triethoxysilan und Dimethyl-diethoxysilan; daneben nennt
D1 jedoch eine Vielzahl von weiteren Verbindungen,
insbesondere Alkyl-, Aryl- oder gemischte Alkyl-Aryl-
Halogeno-Silane, vorzugsweise Dimethyl-dichlorsilan (vgl.
D1, S. 3, Z. 64-74). Aus D1 sind keinerleir Anhaltspunkte
oder gar konkrete Hinweise zu entnehmen, welche dieser
Oberflachenmodifizierungsmittel die fur die Anwendung in
Sonnenschutzmitteln erforderliche Dispergierbarkeit der

Mischoxide vermitteln. Entsprechend kann das Dokument D1
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keine Anregung geben, wie die gestellte Aufgabe geltst

werden kann.

Auch aus den ubrigen Entgegenhaltungen sind keine
einschlagigen Anregungen zu entnehmen, weil sich diese
Dokumente nicht mit der Verwendung von
oberflachenmodifizierten Metalloxiden in
Sonnenschutzmitteln befassen und folglich nichts zur

Losung der gestellten Aufgabe beitragen konnen.

D2 befasst sich mit einer vollig anderen Aufgabe, die
darin besteht, hochdispersen oxidischen Fullstoffen in
wirtschaftlich und technisch einfacher Verfahrensweise
dauerhafte und optimale hydrophobe und organophile
Eigenschaften zu verleihen, die diese Fullstoffe u.a.
insbesondere auch fir den Einsatz in Silikonkautschuken
befahigen (vgl. Seite 7, 2. Absatz). Von einer
eventuellen Verwendung bzw. Eignung der Fullstoffe als
Lichtschutzfilter in Sonnenschutzmitteln ist Uberhaupt
nicht die Rede.

Auch D3 betrifft eine andere Aufgabe, né&mlich ein
Verfahren zur Herstellung von hochdispersem Metalloxid
mit hoher, stabiler, gleichmél3iger, positiver
triboelektrischer Aufladbarkeit als Steuermittel fur
positiv ladbare Toner unter Vermeidung von technologisch
aufwendigen Verfahrensschritten (vgl. Seite 2, Zeilen
35-38).

D5 (EP-A-0 373 426) bezieht sich auf anorganische
Pigmente mit stabiler Oberflachenbeschichtung, die bei
Lagerung nicht ihre gunstigen Pigmenteigenschaften
verlieren, und die gunstige Verarbeitungseigenschaften

zur Einfarbung von Lacken, Kunststoffen, Baustoffen,
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Email und Keramik aufweisen und aulRerdem ein
verbessertes Flie3- und Mahlverhalten beim Mahlprozess
zeigen (vgl. Seite 3, Zeilen 13-21).

Auch D6 betrifft eine andere Aufgabenstellung, namlich
ein Verfahren zur Herstellung feinteiliger Oxyde von
Metallen oder Metalloiden, das die Nachteile der
bekannten Verfahren nicht aufweist (vgl. Spalte 1,

Zeile 1 bis Spalte 2, Zeile 20). In Spalte 2, Zeilen 2-6
wird auf die Herstellung feinteiliger Metalloxide, die
etwa in der Farbenindustrie verwendet werden, Bezug
genommen, jedoch nicht auf Mischoxide zur Verwendung in

Sonnenschutzmitteln.

Demnach beruhen die oberflachenmodifizierten Mischoxide
gemall Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit.
(Artikel 52 (1) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU).

Die unabhangigen Anspriche 2 und 3 beziehen sich auf ein
Verfahren zur Herstellung der oberflachenmodifizierten
Mischoxide nach Anspruch 1, bzw. auf verschiedene
Verwendungen dieser Mischoxide. Die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit dieser Anspruche werden vom
Anspruch 1 getragen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, ein Patent auf der Grundlage
der Anspriche 1 bis 3 des Hauptantrags, eingereicht in

der mundlichen Verhandlung, und einer noch anzupassenden

Beschreibung / Figur zu erteilen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

C. Vodz M. Eberhard
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